VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An: 



siehe Formular PCTytSA£20 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

siehe Formular PCT/1SA/220 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2OO4014O15 



PCT 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN 
RECHERCHENBEHORDE 

(Regel 43bjsA PCT) 



Absendedatum ^ ^ 

(TagMonatUahr) siehe Formular PCTdSA/21 0 (Blatt 2) £- 



WEITERES VORGEHEN 

siehe Punkt2unten 



Internationales Anrneldedatum (TagMonaWahr) 
07.12.2004 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C12Q1/68 



Prioritatsdatum (TagMonaWahr) 
24.12.2003 



1 



Anmelder * ' — ~ 

AGOWA GESELLSCHAFT FUR MOLEKULARBIOLOGISCHE . 



Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



S FeldNr. I 
□ Feld Nr. II 
El FeldNr. Ill 



H FeldNr. IV 
M Feld Nr. V 



Grundlage des Beschelds 
Prlorftat 

AnwInSef 9 Gutachtens 0ber Neuhelt ' ^nderische Tatigkeit und gewerbliche 



□ Feld Nr. VI 



Mangelnde Einheltllchkeitder Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 436fe.1(a)(f) hinslchtlich der Neuhelt, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerbllchen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der international Anmeldung 

□ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur international Anmeldung 
WEITERES VORGEHEN 

^rfnnw!^ k^E? !? obe " vor 9esehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder 

Weitere Optbnen siehe Formblatt PCTdSA£20. 
3. Nahere Elnzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA220. 



Name und Postanschrjft der mit der internatfonaJen 
Recherchenbeh6rde 



Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax; +49 89 2399 - 4465 



Formblatt (PCTASA037) (Deckblatt) (Januar 2004) 



Bevollmachtigter 
Tel. +49 89 2399- 



r 

v., 



10/584376 

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER , 
INTERNATIONALEN RFCHFRPHFReunonir ^ternatonales Aktenzeichen 



Feld Nr. \ Grundlage des Bescheids 



LSf h Il!^i! er Sp . rach0 ist der Eschew auf der Grundlage der internationalen Anmelduna in der SnrachA 
erstellt worden, in der s-e eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts aiS^ISr^ 

° Che '2 ist 2 U ■ ^ er Grund 'ag© einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folaende Scrarha 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behdrde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 



\ 

FormbJatt PCT/1SA/ 237 (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEJD DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2OO4014O15 



Anwendtorkeit >n ° ErStB " W * efnes Q"tachtens u ber Neuhert, erf Inderlsche Tatlgkert und gewerfallche " 

S!SS2£ T«? r uTL eldU u 9 T rden n,cht daraufnin Sepruft. ob die beanspruchte Erfindung als neu auf 
erfmdenscher Tahgkert beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen 1st: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 

E Anspruche Nr. 1-18 (teilweise) 

Begrundung: 

D 

□ Das Nucleotid- undtoder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhana C zu dPn 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weif 9 

die schriftliche Form □ nicht eingereichtwurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computerlesbare Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht 

° K£^ l £L? m l ^ ucleo J id - un( ^ der Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in comDuteriesbarer 
teTnS mCht d6n h A ^ C-^zu den *™*u^^ 

□ Siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 



Formblatt PCTjISA/237 (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/014015 



Feld Nr. IV Mangelnde Elnheftllchkett der Erfindunq 



1 . □ Auf die Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren (Formblatt PCTrfSA/206) hat der Anmelder: 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ keine zusatzlichen Gebuhren entrichtet. 

2 ' 13 h^n B h?l 6 o r ^ n at fe f da u 8 <* as Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist und hat 

beschlossen, den Anmelder n.cht zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren aufzufordem. 

3. DieBehorde ist der Meinung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemaS Regel 13.1 , 13.2 und 

□ erfullt ist. 

B aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
slehe Beiblatt 

4. Daher ist der Bescheid fur die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden: 

□ alle Teile 

H die Teile, die sich auf die Anspruche mil folgenden Nummern beziehen: 1-18 (alle teilweise) 



F ® , I d ^ r -, v Begriindete Feststellung nach Regel AZbis. 1(a)(1) hlnsichtlich der Neuheft der 

1. Feststellung — 

Neunelt Ja: Anspruche 2-18 

Nein: Anspruche 1 

Erfinderische Tatigkeit Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 2-18 

Gewerbliche Anwendbarkeit Ja: Anspruche: 1-18 
Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Beiblatt 



Formblatt PCT/1SA/ 237 (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DER INTERNATIONALEN 
RECHERCHEBEHQRPE (BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/Q14015 



2u Punktlll, IV: 

Aus den im Recherchenbericht erwahnten Grunden, musste die Recherche primar 
auf Basis der (lirnitierten Zahl der) Merkmale durchgefuhrt werden, die in den 
Beispielen verwendet werden. 

Es wurde im Recherchenbericht auch kein Einwand mangelnder Einheitlichkeit 
erhoben. 

Dies ist in erster Lfnie darauf zuriickzufuhren, dass zum einen, die potentielle Zahl 
von angeblichen Erfindungen (d.h. die Zahl der moglichen Kombinationen der 
emzelnen Merkmale) sich nicht ermitteln lasst, zum anderen die uberwiegende 
Anzahl der Kombinationen keinerlei exprimentelle Stutzung findet. 

Daher wird auch in dieser Stellungnahme von einem expliziten 
Einheitlichkeitseinwand abgesehen. 

Dieser konnte sich aber durchaus im weiteren Verlauf des Verfahrens ergeben. 



Zu Punkt V: 

Auf folgende Dokumente wird in diesem Bescheid Bezug genommen: 

D1 : WO 92/22201 A (BAXTER DIAGNOSTICS INC) 23. Dezember 1992 (1992-12- 
23) 

D2; DE 199 12 799 A1 (AGOWA GESELLSCHAFT FUER 

MOLEKULARBIOLOGISCHE TECHNOLOGIE MBH) 16. September 1 999 
(1999-09-16) 

D1 beschreibtdie Herstellung und Verwendung von funktionaiisierten magnetischen 
Mikropartikeln (bezugiich der Funktionalisierung siehe S. 9, Z. 14-20), die zur 
Anreicherung und Stabilisierung von "DNA-haltigem Material" benutzt werden konnen 
(siehe z.B. Bsp. 38), 

Auch D2 beschreibt "funktionalisierte" superparamagnetische Teilchen, die z B zur 
Isolierung von Nukleinsauren aus lysierten Korperflussigkeiten verwendet werden 



Formblatt PCT/ISA^37 (Beiblatt) (Blat1 1) {EPA-Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DER INTERNATIONAL EN 
RECHERCHEBEHORDE (BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/Q14015 



(siehe Bsp. 4). 



Es fallt bereits schwer die potentielle Neuheit des breiten Anspruchs 1 gegenuber D1 
und insbesondere gegenuber D2zuerkennen. 

In jedem Fall unterscheidet sich dieser Anspruch aber nicht durch ein (Erfindung-) 
wesentliches Merkmal von den Dokumenten D1 und D2. 

Insbesondere im Hinblick auf das einzige Beispiel (einzig insofern es nur eine einzige 
Merkmalskombination umfasst), lassen sich auch den anderen Anspruchen keine 
solche Merkmale entnehmen. 

Eine erfinderische Tatigkeit konnte daher ailenfalls auf einer (der) Kombination der 
Merkmale aus den Beispielen basieren. 



PCT/ISA/237 ^Beiblatt) (Blatt 2) (EPA-Januar 2004) 



